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Con arreglo al articulo 43, apartados 2 y
3, del Reglamento n° 40/94, sobre la
marca comunitaria, a efectos del examen
de una oposicién formulada en virtud
del articulo 42 de este Reglamento, se
presume que la marca anterior ha sido
objeto de un uso efectivo mientras el
solicitante no pida ante la Oficina de
Armonizacién del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) que se
pruebe este uso.

Tal solicitud, que debe ser explicita y
presentarse dentro de plazo, no puede
formularse por primera vez ante la Sala
de Recurso.
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En efecto, dicha solicitud, cuyo efecto es
hacer que recaiga sobre el oponente la
carga de la prueba del uso efectivo —o la
existencia de causas justificativas para la
falta de uso— so pena de que sea
desestimada su oposiciéon, modifica el
contenido del procedimiento de oposi-
ci6én, afiadiéndole una cuestién especi-
fica y previa, que debe resolverse antes
de que se decida sobre la oposicién
propiamente dicha. Pues bien, corres-
ponde a la Divisién de Oposicién
pronunciarse, en primera instancia,
sobre la oposicién, tal como se define
en los distintos escritos y solicitudes
procesales de las partes, incluida, en su
caso, la solicitud de prueba del uso
efectivo de la marca anterior. Admitir
la posibilidad de presentar tal solicitud
por primera vez ante la Sala de Recurso,
que solo es competente para resolver los
recursos promovidos contra las resolu-
ciones de las Divisiones de Oposicién y
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no para pronunciarse directamente, en
primera instancia, sobre una nueva
oposicién, implicaria el examen, por la
Sala de Recurso, de una solicitud total-
mente especifica, vinculada a considera-
ciones juridicas y facticas nuevas, ajenas
al marco del procedimiento de oposi-
cién, segun los limites definidos por su
planteamiento ante la Divisién de Opo-
sicion.

La continuidad funcional existente entre
las diferentes instancias no puede justi-
ficar la presentacion de tal solicitud por
primera vez ante la Sala de Recurso, en
la medida en que en modo alguno
implica un examen por la Sala de
Recurso de un asunto distinto a aquel
de que haya conocido la Divisién de
Oposicioén, es decir, un asunto cuyo
alcance se haya ampliado por la inclu-
sién de la cuestién previa del uso
efectivo de la marca anterior.

(véanse los apartados 32,
34a37y39a4l)

En el marco de la aplicacién del
articulo 8, apartado 1, letra b) del
Reglamento n° 40/94, sobre la marca
comunitaria, la similitud de los produc-
tos designados por las marcas en pugna
debe apreciarse teniendo en cuenta
todos los factores pertinentes que carac-
terizan la relacion entre los productos de
que se trata. Estos factores incluyen, en
particular, su naturaleza, su destino, su
utilizacién, la circunstancia de que

3.

dichos productos se comercializan, en
general, en los mismos puntos de venta,
asi como su cardcter competidor o
complementario. A tal respecto, los
productos complementarios son aque-
llos entre los que existe una estrecha
conexidn, en el sentido de que uno es
indispensable o importante para el uso
del otro, de manera que los consumido-
res pueden pensar que la empresa
responsable de la fabricacién de ambos
productos es la misma.

(véanse los apartados 92, 94y 95)

En el marco de la aplicacién del
articulo 8, apartado 1, letra b) del
Reglamento n° 40/94, sobre la marca
comunitaria, puede considerarse que
una marca compuesta es similar a otra
marca que sea idéntica o similar a uno
de los componentes de la marca com-
puesta, cuando éste constituye el ele-
mento dominante en la impresién de
conjunto producida por la marca com-
puesta. Tal es el caso cuando este
componente puede dominar por si solo
la imagen de esta marca que el pablico
pertinente guarda en la memoria, de
modo que todos los demds componentes
de la marca son insignificantes en la
impresién de conjunto producida por
ésta. Por lo que respecta a la apreciacién
del cardcter dominante de uno o varios
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componentes determinados de una
marca compuesta, procede tener en
cuenta, concretamente, las caracteristi-
cas intrinsecas de cada uno de estos
componentes, compardndolas con las
del resto. Ademas, y de forma accesoria,
puede tenerse en cuenta la posicion
relativa de los diferentes componentes
en la configuracién de la marca com-
puesta.

(véase el apartado 97)

Para el consumidor espafiol medio,
existe un riesgo de confusién entre el
signo verbal PAM PLUVIAL, cuyo
registro como marca comunitaria se
solicita para «Tuberfas y tubos meta-
licos» y «manguitos de empalme no
metalicos para tuberfas y tubos rigidos
no metalicos» comprendidos respectiva-
mente en las clases 6 y 17, segin lo
previsto en el Arreglo de Niza, y la
marca figurativa cuyo elemento verbal
«PAM>» constituye el elemento central y
dominante, registrado anteriormente en
Espafia para los «materiales de cons-
truccion» comprendidos en la clase 19.
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En efecto, en la medida en que, por una
parte, las marcas en conflicto son
semejantes desde los puntos de vista
grifico y auditivo, ya que el elemento
dominante «PAM» de la marca anterior
constituye asimismo el elemento domi-
nante de la marca solicitada PAM
PLUVIAL, debido a su forma corta y
facil de memorizar, a su falta de signifi-
cado especial en espaiiol y a que se halla
al principio de la marca solicitada, y en la
medida en que, por otra parte, los
productos designados por las marcas
en pugna son similares y complementa-
rios, el hecho de que en la marca
solicitada se encuentre el término «plu-
vial» no excluye el riesgo de confusidn,
dado que dicho elemento puede hacer
suponer al consumidor medio que la
marca solicitada es una marca derivada
de una marca principal «pam» y que
designa una gama especifica que forma
parte de la «familia de marcas PAM».

(véanse los apartados 98 a 100 y 105)



